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In der am 16. Dezember 2010 zur Post gegebenen
Zwischenentscheidung stellte die Einspruchsabteilung
fest, dass unter Beriicksichtigung der von der
Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen
Anderungen das Europdische Patent Nr. 1 568 919 in der
Fassung gemaB dem damals geltenden Hilfsantrag 3 und die
Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen

des EPU genigt.

Gegen diese Zwischenentscheidung hat die
Beschwerdefithrerin 1 (Patentinhaberin) am 8. Februar
2011, unter gleichzeitiger Bezahlung der Beschwerde-
geblthr und Einreichung der Beschwerdebegriindung,

Beschwerde eingelegt.

Eine weitere Beschwerde wurde von der Beschwerdefiihrerin
2 (Einsprechenden) am 10. Februar 2011 eingelegt. Die
Beschwerdegebiihr wurde am 14. Februar 2011 bezahlt und
die Beschwerdebegriindung wurde am 13. April 2011

eingereicht.

Die Beschwerdefiihrerin 1 beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Zurickweisung des
Einspruchs (Hauptantrag) hilfsweise die

Aufrechterhaltung des Patents auf folgender Grundlage:

1. Hilfsantrags eingereicht mit Schreiben wvom

2. November 2012, hilfsweise auf der Grundlage des in
der miindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer am
6. Dezember 2012 eingereichten Hilfsantrags 1 in der
letzten Version (2. Hilfsantrag) weiter hilfsweise auf

der Grundlage des in der mindlichen Verhandlung vor der
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Einspruchsabteilung am 16. September 2010 eingereichten
1. Hilfsantrags (3. Hilfsantrag) weiter hilfsweise auf
der Grundlage des 2. Hilfsantrags eingereicht in der
mindlichen Verhandlung am 16. September 2010

(4. Hilfsantrag), weiter hilfsweise Zurilickweisung der
Beschwerde der Einsprechenden (5. Hilfsantrag) weiter
hilfsweise auf der Grundlage der in der miindlichen
Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereichten

Hilfsantrédge 3,4 und 5 (Hilfsantrage 6, 7 und 8).

Der Hauptantrag (Patent wie erteilt) umfasst vier
unabhdngige Anspriche (1, 17, 23 und 25). Anspruch 1
lautet wie folgt:

"Bausatz flir eine Baureihe von Planetengetrieben, wobei
die Baureihe mindestens eine BaugrdBe, insbesondere eine
mittels einer Achshdhe der Abtriebswelle definierte,
umfasst,

wobel jede Baugrdbe mindestens zweili Varianten umfasst,
wobei das Planetengetriebe mindestens eine, zweiwangig
ausgefihrte Planetengetriebestufe umfasst,

wobei die Planetengetriebestufe zumindest einen, zwei
Stegwangen (8,27,28,38,48) aufweisenden Planetentrager
(1,21,31,41), Planeten (3,23,43), Sonne und Hohlrad
umfasst,

wobei Stegbolzen (22, 42, 51, 52, 53, 54) zur Verbindung
einer Stegwange (27,38) des Planetentragers (1, 21,
31,41) mit der zweiten Stegwange (8, 28,48) vorgesehen
sind,

wobeil der Planetentrager (1, 21, 31,41) auf seinen
beiden Stegwangen (27,38) eine erste Sorte (32)

Bohrungen und eine zweite Sorte (33) Bohrungen umfasst,
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wobei die Bohrungen der ersten Sorte (32) auf einem
ersten Kreis mit einem ersten Radius al zur fiktiven
Achse des Planetentragers (1, 21, 31,41) angeordnet sind,
und wobei die Bohrungen der zweiten Sorte (33) auf einem
zwelten Kreis mit einem zweiten Radius a2 zur fiktiven
Achse des Planetentragers (1,21,31,41)angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass

innerhalb einer BaugrdBe

- bei einer ersten Variante Planetenbolzen (5,25,35,45)
in der ersten Sorte (32) Bohrungen und Stegbolzen (22,
42, 51, 52, 53, 54) in der zweiten Sorte (33) Bohrungen

vorgesehen sind,

- bei einer zweiten Variante Planetenbolzen (5,25,35,45)
in der zweiten Sorte (33) Bohrungen und Stegbolzen (22,
42, 51, 52, 53, 54) in der ersten Sorte (32) Bohrungen
vorgesehen sind,

wobeli die zweite Variante aus der ersten Variante durch
Vertauschen der Planetenbolzen mit den Stegbolzen

ausgefihrt ist."

Die unabhangigen Anspriiche 17, 23 und 25 betreffen einen
Planetentrager, bzw. einen Antrieb und ein

Planetengetriebe.

Der 1. Hilfsantrag umfasst zweili unabhdngigen Anspriiche
(1 und 3), die auf Planetengetriebe gerichtet sind, zwei
unabhdngigen Anspriche (2 und 4), die auf Antriebe
gerichtet sind, und einen unabhdngigen Anspruch (5), der
einen Bausatz betrifft und dem Anspruch 1 des

Hauptantrags entspricht.

Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags lautet wie folgt:
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"Planetengetriebe,

wobeili das Planetengetriebe mindestens eine zweiwangig

ausgefihrte Planetengetriebestufe umfasst,

wobeil die Planetengetriebestufe zumindest einen, zwei
Stegwangen (8,27,28,38,48) aufweisenden Planetentrager
(1,21,31,41), Planeten (3,23,43), Sonne und Hohlrad
umfasst, wobei Stegbolzen (22,42,51,52,53,54) eine
Stegwange (27,38) des Planetentragers (1,21,31,41) mit
der zweiten Stegwange (8,28,48) des Planetentragers

(1,21,31,41) verbinden,

wobeil der Planetentrager (1,21,31,41) auf jeder seiner
beiden Stegwangen (27,38) eine erste Sorte (32)
Bohrungen und eine zweite Sorte (33) Bohrungen umfasst,
wobei die Bohrungen der ersten Sorte (32) auf einem
ersten Kreis mit einem ersten Radius al zur fiktiven
Achse des Planetentragers (1,21,31,41) angeordnet sind,
und wobei die Bohrungen der zweiten Sorte (33) auf einem
zwelten Kreis mit einem zweiten Radius a2 zur fiktiven

Achse des Planetentragers (1,21,31,41) angeordnet sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

- Planetenbolzen (5,25,35,45) in der ersten Sorte (32)
Bohrungen und Stegbolzen (22,42,51,52,53,54) in der
zweiten Sorte (33) Bohrungen vorgesehen sind, wobei die
Planetenbolzen mittels Presspassung mit dem
Planetentrager verbunden sind und wobei die

Planetenbolzen zylindrisch sind,
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wobeil der erste Radius al groRer oder kleiner ist als

der zweite Radius a2,

- wobei durch Vertauschen der Planetenbolzen mit den
Stegbolzen ein Planetengetriebe mit unterschiedlichen
Achsabstanden zwischen Sonne und Planeten des Planeten-
getriebes herstellbar ist, bei dem Planetenbolzen
(5,25,35,45) in der zweiten Sorte (33) Bohrungen und
Stegbolzen (22,42,51,52,53,54) in der ersten Sorte (32)

Bohrungen vorgesehen sind."

Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags beinhaltet zusédtzlich zu
den Merkmalen des Anspruchs 1 des Hauptantrags das

Merkmal wonach

"die zweil Varianten sich unterscheiden durch
Verzahnungsdaten der Verzahnungsteile, durch
Achsabstande zwischen Sonne und Planeten oder durch das

maximal Ubertragbare Drehmoment"

Anspruch 1 des 4. Hilfsantrags beinhaltet zusatzlich zu
den Merkmalen des Anspruchs 1 des Hauptantrags das

Merkmal wonach

"der erste Radius al und der zweite Radius a2 gleich

sind"

Der 5. Hilfsantrag umfasst zwei unabhdngige Anspriiche (1
und 7), die beide einen Bausatz betreffen. Anspruch 1
beinhaltet zusatzlich zu den Merkmalen des Anspruchs 1

des Hauptantrags die Merkmale wonach

"die Planetenbolzen zylindrisch sind";
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"die Planetenbolzen mittels Presspassung mit dem

Planetentrager verbunden sind";

"der erste Radius al und der zweite Radius a2 gleich

sind" und

"die erste Sorte Bohrungen und die zweite Sorte
Bohrungen unterschiedliche Bohrungsdurchmesser

aufweisen."

Anspruch 7 beinhaltet zusatzlich zu den Merkmalen des

Anspruchs 1 des Hauptantrags die Merkmale wonach

"die Planetenbolzen zylindrisch sind";

"der erste Radius al groRer oder kleiner ist als der

zwelte Radius a2"; und

"die Planetenbolzen mittels Presspassung mit dem

Planetentrager verbunden sind."

Der unabhdngige Anspruch 1 des 6. Hilfsantrags
beinhaltet zusatzlich zu den Merkmalen des Anspruchs 1

des 5. Hilfsantrags die Merkmale wonach

"die Planetenbolzen mittels Presspassung mit dem

Planetentrager eingepresst verbunden sind" und

"Stegbolzen (22, 42, 51, 52, 53, 54) und Planetenbolzen
(5, 25, 35,45) denselben Durchmesser haben und entweder
auf den Stegbolzen (22, 42, 51, 52, 53, 54) oder auf den
Planetenbolzen (5, 25, 35,45) Hilsen zur Erzeugung

groRerer AuBendurchmesser aufgesteckt sind."
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Der unabhdngige Anspruch 7 des 6. Hilfsantrags
beinhaltet zusatzlich zu den Merkmalen des Anspruchs 7

des 5. Hilfsantrags das Merkmal wonach

"die Planetenbolzen mittels Presspassung mit dem

Planetentrager eingepresst verbunden sind".

Ferner enthalt der 6. Hilfsantrag die Unteranspriiche 3

bis 6 und 8 bis 14.

Der unabhangige Anspruch 1 des 7. Hilfsantrags
entspricht inhaltlich dem Anspruch 7 des 6. Hilfsantrags

an den sich Unteranspriiche 8 bis 11 anschlieRen.

Der 8. Hilfsantrag enth&lt einen einzigen Anspruch, der

dem Anspruch 1 des 7. Hilfsantrags entspricht.

Folgende Entgegenhaltungen spielen flir die vorliegende

Entscheidung eine Rolle:

Dl: EP -A- 0 738 843;
D5: US -A- 5 409 430; und
D9: DE -U- 19 13 158.

Die Argumente der Beschwerdefiihrerin 1 lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

Hauptantrag

D1 offenbare ein Planetengetriebe mit einem zwei
Stegwangen aufweisenden Planetentrdger. Die zwei
Stegwangen seien durch Planetenbolzen verbunden, welche
nicht als Stegbolzen angesehen werden koénnten.

Planetenbolzen kdnnten namlich nicht die axialen Krafte
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Ubertragen, die bei der Verbindung der Stegwangen
auftreten. Folglich seien aus den Teilen fir das
Planetengetriebe der D1 nicht die zwei Varianten gemalR
Anspruch 1 herstellbar. Der Gegenstand des Anspruchs 1

des Hauptantrags sei somit neu.

1. Hilfsantrag

Der 1. Hilfsantrag sei eingereicht worden, um der
vorlaufigen Meinung der Kammer iber die Patentfahigkeit
des Planetentrdgers, die in der Ladung zur miindlichen
Verhandlung dargelegt worden sei, Rechnung zu tragen. Er

sel deshalb zum Verfahren zuzulassen.

2. Hilfsantrag

Der 2. Hilfsantrag sei als Reaktion auf die Diskussion
wadhrend der miindlichen Verhandlung und insbesondere zum
Neuheitseinwand gegeniiber D1 und zu den formellen
Einwdnden gegen die wahrend der Verhandlung vorgelegte
erste Version dieses Antrags eingereicht worden. Daher

seil auch dieser Hilfsantrag zu beriicksichtigen.

3. Hilfsantrag

Die Einspruchsabteilung habe ihr Ermessen falsch
ausgelibt, indem sie den 3. Hilfsantrag - den damals

1. Hilfsantrag - nicht beriicksichtigt habe. Denn dieser
Hilfsantrag sei eine Reaktion auf die Argumente gewesen,
die erst wahrend der miindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung vorgebracht worden seien. Deshalb
sei die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung zu
revidieren und der 3. Hilfsantrag zum Verfahren

zuzulassen.
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4. Hilfsantrag

D5 offenbare ein Planetengetriebe mit einem zwei
Stegwangen aufweisenden Planetentrdger. Der
Planetentrager weise Planetenbolzen und einen Stegbolzen
auf. Mehrere Stegbolzen seien in der D5 nicht offenbart.
Dariilber hinaus seien die Durchmesser der Planetenbolzen
und des Stegbolzens, die in den Figuren gezeigt werden,
deutlich unterschiedlich. Der Gegenstand des Anspruchs 1

des Hilfsantrags 4 sei deshalb neu.

Ferner beruhe dieser Gegenstand auch auf einer
erfinderischen Tatigkeit, da der Fachmann keinen Anlass
habe, Steg- und Planetenbolzen gleich zu dimensionieren.
Eine Austauschbarkeit dieser Teilen anzustreben kodnne

nur das Ergebnis einer ex Post-Facto Analyse sein.

5. Hilfsantrag

Die Verbindung der Planetenbolzen mit dem Planetentrager
mittels Presspassung sei in der Anmeldung in Absatz
[0060] und in Anspruch 22 offenbart. Wenn die Kammer der
Meinung sei, dass dieses Merkmal nicht allein offenbart
werde, koénne dem Anspruch 1 auch noch das Merkmal
hinzugefligt werden, wonach die Planetenbolzen in die
Bohrungen des Planetentragers eingepresst werden. Man
kénne dem Anspruch 1 auch die Merkmale, die die
Verwendung von Hiilsen gemal Anspruch 2 betreffen,
hinzufiigen, die zusammen mit Bohrungen unterschiedlicher

Bohrungsdurchmesser offenbart werden.
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6. und 7. Hilfsantrag

Der 6. und 7. Hilfsantrag seien eingereicht worden, um
der formellen Einwande gegen den 5. Hilfsantrag Rechnung

zUu tragen. Sie seien deshalb zu beriicksichtigen.

8. Hilfsantrag

Der 8. Hilfsantrag sei eingereicht worden, um die
Probleme mit der Nummerierung der Anspriiche zu vermeiden.

Er sei deshalb ebenfalls zu beriicksichtigen.

Die Argumente der Beschwerdefiihrerin 2 lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

Hauptantrag

D1 offenbare ein Planetengetriebe mit allen Teilen eines
Bausatzes gemaB Anspruch 1 des Hauptantrags. Da die in
den Figuren gezeigten Planetenbolzen - in Einklang mit
der Beschreibung des Streitpatents - als Stegbolzen
verwendbar seien, seien die zwei Varianten gemal
Anspruch 1 aus dem Bausatz gemaR D1 herstellbar. Somit

sel der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu.

1. Hilfsantrag

Der 1. Hilfsantrag sei verspatet eingereicht worden und

prima facie nicht gewdhrbar. Folglich sei er nicht zu

beriicksichtigen.
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2. Hilfsantrag

Der 2. Hilfsantrag sei noch spater als der

1. Hilfsantrag vorgebracht worden. Ferner sei das
Merkmal iber die unterschiedlichen Achsabstdnde im
Anspruch 1 prima facie weder klar noch urspringlich
offenbart. Darum sei auch dieser Antrag nicht zu

beriicksichtigen.

3. Hilfsantrag

Die Einspruchsabteilung habe ihr Ermessen korrekt
ausgelibt, indem sie diesen Hilfsantrag nicht zugelassen
habe. Es gebe deshalb keinen Grund den 3. Hilfsantrag

zum Verfahren zuzulassen.

4. Hilfsantrag

D5 offenbare ein Planetengetriebe mit allen Teilen eines
Bausatzes gemaB Anspruch 1 dieses Antrags. Es sei zwar
richtig, dass die Figur 5 nur einen einzigen Stegbolzen
zeige. Allerdings sei dem Fachmann klar, dass der
Planetentrdager mehrere Stegbolzen umfasse, um keine
ungewollte Unwucht zu erzeugen. Ferner sei aus den
Zeichnungen der D5 nicht klar und eindeutig zu entnehmen,
dass die Steg- und Planetenbolzen unterschiedliche
Durchmesser haben, da diese Zeichnungen rein
schematischer Natur seien. Fir den Fachmann sei aber
klar, dass die Steg- und Planetenbolzen gemadl D5 gleiche
Durchmesser haben. Folglich sei der Gegenstand des

Anspruchs 1 gemal dem 4. Hilfsantrag nicht neu.

Wenn die Kammer entscheiden sollte, dass D5 einen

einzigen Stegbolzen offenbart, und dass die Durchmesser
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der Steg- und Planetenbolzen unterschiedlich sind, ko&nne
keine erfinderische Tatigkeit anerkannt werden. Es sei
namlich angesichts der Figuren der D5 zumindest
naheliegend, die Durchmesser der Steg- und
Planetenbolzen gleich auszuwdhlen, damit die Anzahl der
Teile und somit die Fertigungs- und Lagerkosten
reduziert werden. AuBRerdem sei die Verwendung von
mehreren Stegbolzen eine StandardmaRnahme zur Vermeidung

einer ungewollten Unwucht.

5. Hilfsantrag

Die dem Anspruch 1 hinzugefiigten Merkmale, wonach die
Planetenbolzen mittels Presspassung mit dem
Planetentrager verbunden sind, und die erste Sorte
Bohrungen und die zweite Sorte Bohrungen
unterschiedliche Bohrungsdurchmesser aufweisen, seien in
der Anmeldung nur in Kombination mit weiteren Merkmalen
offenbart. Nach der Anmeldung erfolge die Presspassung
namlich dadurch, dass die Planetenbolzen in die
Bohrungen des Planetentragers eingepresst werden, woraus
eine spezifische Mikrostruktur des fertigen Produkts
resultiert. Dariiber hinaus seien Hiilsen, wie in
Anspruch 2 offenbart, unentbehrlich, um Bohrungen mit
unterschiedlichen Durchmessern zu verwenden. Folglich
sei Anspruch 1 entgegen den Erfordernissen des Artikels

123 (2) EPU geadndert worden.

6. und 7. Hilfsantrag

Der spat eingereichten Hilfsantrdge 6 und 7 seien schon

formell prima facie nicht gewadhrbar, da sie abhangige

Anspriiche enthalten, die falsch nummeriert seien, und
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deren Rickbeziehung nicht korrekt sei. Diese

Hilfsantrdge seien daher nicht zu beriicksichtigen.

8. Hilfsantrag

Der 8. Hilfsantrag sei zu spat eingereicht worden und
betreffe ebenfalls einen prima facie nicht patentfahigen
Gegenstand. Er sei daher auch nicht zum Verfahren

zuzulassen.

Entscheidungsgrinde

C9379.D

Die Beschwerden sind zuléssig.

Hauptantrag

Anspruch 1 des Hauptantrags betrifft einen Bausatz filr
eine Baureihe von Planetengetrieben, die mindestens eine
BaugroRe umfasst, wobei jede Baugrohle mindestens zwei
Varianten umfasst. Der Anspruch bezieht sich somit nicht
auf diese Varianten sondern lediglich auf einen Satz wvon
Teilen, die zum Bauen der Varianten geeignet sein missen,

auch wenn sie tatsdchlich nicht dazu verwendet werden.

D1 offenbart in den Figuren 1, 2A und 2B ein
Planetengetriebe, das aus einer Mehrzahl von
Einzelteilen besteht, die zusammen als Bausatz fur
dieses Getriebe angesehen werden kénnen. Das
Planetengetriebe umfasst eine zweiwangig ausgefiihrte
Planetengetriebestufe (siehe Figur 1), die einen zwei
Stegwangen (7,8) aufweisenden Planetentrager, Planeten
(111, 1lo), Sonne (2) und Hohlrad (12) umfasst. Der

Planetentrager weist auf seinen beiden Stegwangen eine
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erste Sorte Bohrungen und eine zweite Sorte Bohrungen
auf, wobei die Bohrungen der ersten Sorte auf einem
ersten Kreis mit einem ersten Radius zur fiktiven Achse
des Planetentrdgers angeordnet sind, und wobei die
Bohrungen der zweiten Sorte auf einem zweiten Kreis mit
einem zweiten Radius zur fiktiven Achse des
Planetentragers angeordnet sind (siehe Figuren 2A und
2B) . In den Bohrungen der beiden Sorten sind Bolzen

vorgesehen, auf denen die Planeten gelagert sind.

Die Begriffe "Stegbolzen" und "Planetenbolzen" im
vorliegenden Anspruch 1 beziehen sich auf die Verwendung
der Bolzen als Verbindung der Stegwangen oder als
Lagerung fir die Planeten. Da der Anspruch kein
strukturelles Merkmal der "Stegbolzen" und
"Planetenbolzen" definiert, sind Bolzen, die fir diese
beiden Zwecke geeignet sind, sowohl als "Stegbolzen" als
auch als "Planetenbolzen" anzusehen. Die
Beschwerdefiihrerin 1 trug vor, dass Planetenbolzen nicht
als Stegbolzen geeignet seien, da sie nicht die axialen
Krafte lUbertragen kénnen, die bei der Verbindung der
Stegwangen auftreten. Dieser Ansicht wird jedoch von der
Beschreibung des Streitpatents selbst widersprochen,
wonach die Planeten- und Stegbolzen gleichartig und
somit kompatibel ausgefiihrt werden kdnnen (siehe Absadtze
[0041] und [0043]). Da die Bolzen in D1, die zur
Lagerung der Planeten dienen, zugleich die Stegwangen
verbinden, sind diese Bolzen sowohl als Stegbolzen als
auch als Planetenbolzen anzusehen. Somit sind aus dem
Bausatz der D1 beide Varianten gemaB dem vorliegenden

Anspruch 1 herstellbar.

Deshalb fehlt dem Gegenstand des Anspruchs 1 des

Hauptantrags die Neuheit.
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1. Hilfsantrag (eingereicht mit Schreiben wvom

2. November 2012)

Der 1. Hilfsantrag wurde verspatet eingereicht. Es liegt
deshalb im Ermessen der Kammer diesen Antrag zum
Verfahren zuzulassen oder nicht. Bei der Ausilibung des
Ermessens werden insbesondere die Komplexitdt des neuen
Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene
Verfahrensdkonomie beriicksichtigt (Artikel 114 (2) EPU,
Artikel 13(1) und 13(3) VOBK, ABl. EPA 2007, 5306).

Der Anspruch 5 des 1. Hilfsantrags ist identisch mit dem
Anspruch 1 des Hauptantrags. Schon aus diesem Grund ist
der 1. Hilfsantrag prima facie nicht gewdhrbar. Seine
Zulassung kann daher nicht verfahrensdkonomisch sein, da
er von vornherein ungeeignet ist, die Zweifel an der
Gewadhrbarkeit der Anspriiche auszurdumen. Darum wird der

1. Hilfsantrag nicht zum Verfahren zugelassen.

2. Hilfsantrag (in der miindlichen Verhandlung vor der
Beschwerdekammer eingereichte Hilfsantrag 1 in der

letzten Version)

Auch im Fall des 2. Hilfsantrags liegt im Ermessen der
Kammer diesen Antrag zum Verfahren zuzulassen oder nicht.
Der 2. Hilfsantrag wurde in einem fortgeschrittenen
Verfahrensstadium eingereicht, namlich wahrend der
miindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer. Dariber
hinaus handelte es sich nicht um den ersten gednderten
Anspruchssatz, der in der miindlichen Verhandlung
vorgelegt wurde, da schon eine erste Version dieses

Hilfsantrags eingereicht und zuriickgenommen wurde.
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Trotzdem ist der 2. Hilfsantrag schon aus formellen
Grinden prima facie nicht gewadhrbar. Denn gemaB dem
geanderten Anspruch 1 ist ein Planetengetriebe mit
unterschiedlichen Achsabstanden zwischen Sonne und
Planeten durch Vertauschen der Planetenbolzen mit den
Stegbolzen herstellbar, wobei nicht klar ist, ob die
Achsabstande innerhalb einer Variante voneinander
unterschiedlich sind, oder ob sie im Vergleich zu den
Achsabstanden vor dem Vertauschen unterschiedlich sind.
Somit ist es auch nicht klar, ob dieses Merkmal in der
Anmeldung offenbart ist oder nicht. Darum wird auch

dieser Antrag nicht zum Verfahren zugelassen.

5. 3. Hilfsantrag (in der miindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung am 16. September 2010 eingereichter

1. Hilfsantragqg)

Der 3. Hilfsantrag wurde wahrend der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht und
von der Einspruchsabteilung in Ausiibung ihres Ermessens
nicht ins Verfahren zugelassen. In solchen Fallen ist es
nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die gesamte Sachlage
des Falls nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu
prifen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in
derselben Weise ausgeiibt hatte. Eine Beschwerdekammer
sollte sich nur dann iber die Art und Weise, in der die
erste Instanz ihr Ermessen ausgeiibt hat, hinwegsetzen,
wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die erste Instanz
ihr Ermessen nach MaRgabe falscher Kriterien, unter
Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in

willkiirlicher Weise ausgeiibt hat.

Im vorliegenden Fall hat die Einspruchsabteilung in der

angefochtenen Entscheidung ausfiithrlich dargelegt, warum

C9379.D
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entgegen der Meinung der Beschwerdefiihrerin 1 dieser
verspatet eingereichter Antrag eine unnotig spate
Reaktion auf ein Argument darstellt, das seit dem Beginn
des Einspruchsverfahren bekannt war (siehe Punkte
2.4.2.1 und 2.4.2.2). Ferner hat sie auch detailliert
begriindet, warum dieser Antrag prima facie nicht

gewahrbar ist (siehe Punkte 2.4.2.3 und 2.4.2.4).

Die Einspruchsabteilung hat daher ihr Ermessen weder
nach MaRgabe falscher Kriterien, noch unter
Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in
willkiirlicher Weise ausgeiibt. Folglich gibt es keinen
Grund von der Ermessensentscheidung der ersten Instanz
abzuweichen. Der 3. Hilfsantrag wird daher nicht zum

Verfahren zugelassen.

4. Hilfsantrag (eingereicht als 2. Hilfsantrag in der

miindlichen Verhandlung am 16. September 2010)

D5 offenbart in Figur 5 ein Planetengetriebe, das aus
einer Mehrzahl von Einzelteilen besteht, die zusammen
als Bausatz fir dieses Getriebe angesehen werden koénnen.
Das Planetengetriebe umfasst eine zweiwangig ausgefilthrte
Planetengetriebestufe, die einen zwei Stegwangen (21,25)
aufweisenden Planetentradger, Planeten (4, siehe auch

Figur 2), Sonne (2) und Hohlrad (3) umfasst.

Der Planetentrager umfasst auf seinen beiden Stegwangen
eine erste Sorte Bohrungen, die auf einem ersten Kreis
mit einem ersten Radius zur fiktiven Achse des
Planetentragers angeordnet sind, wobei in der ersten
Sorte Bohrungen Planetenbolzen (26) vorgesehen sind

(siehe Figuren 5 und 2).



C9379.D

- 18 - T 0308/11

Ferner zeigt die Figur 5 eine zweite Sorte Bohrungen auf
beiden Stegwangen des Planetentragers, die auf einem
zwelten Kreis mit einem zweiten Radius zur fiktiven
Achse des Planetentragers angeordnet sind. Der erste
Radius und der zweite Radius sind gleich. In der zweiten

Sorte Bohrungen ist ein Stegbolzen (41) vorgesehen.

Nach Ansicht der Beschwerdefiihrerin 2 ist es dem
Fachmann klar, dass, obwohl die Figur 5 nur einen
einzigen Stegbolzen zeige, der Planetentrager mehrere
Stegbolzen umfasse, um keine ungewollte Unwucht zu

erzeugen.

Damit ein Merkmal als offenbart angesehen wird, muss es
sich eindeutig und unmittelbar aus dem Stand der Technik
ergeben. In D5 sind diese Bedingungen jedoch fir eine
Mehrheit von Stegbolzen nicht erfiillt: Nicht nur ist ein
Planetengetriebe mit einem einzigen Stegbolzen durchaus
mdéglich, wenn es angesichts der dadurch erzeugten
Unwucht auch problematisch ist, sondern die Beschreibung

der D5 offenbart auch noch explizit einen Bolzen (siehe

Spalte 2, Zeile 67 bis Spalte 3, Zeile 3; "The front and
rear frame part 21 and 25 are coupled by means of a pin

41 cross-linking between them,..").

Ferner offenbart D5 auch nicht, dass der Stegbolzen den
gleichen Durchmesser wie die Planetenbolzen aufweist,
wodurch Steg- und Planetenbolzen vertauschbar waren. Es
ist zwar richtig, dass Steg- und Planetenbolzen mit
unterschiedlichen Durchmessern aus den Zeichnungen der
D5 nicht klar und eindeutig zu entnehmen sind, da diese
Zeichnungen rein schematischer Natur sind. Allerdings

ist aus demselben Grund aus den Figuren der D5 auch
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nicht zu entnehmen, dass die Steg- und Planetenbolzen

gleiche Durchmesser haben.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal dem

4. Hilfsantrag neu.

Es bleibt somit festzustellen, ob die
Unterscheidungsmerkmale gegeniiber der D5 eine

erfinderische Ta&tigkeit begriinden kénnen.

Zunadchst ist festzustellen, dass es fiir den Fachmann
naheliegend ist, fir den in D5 gezeigten Planetentrager
eine Mehrzahl von Stegbolzen vorzusehen, wie es z.B. in
der Figur 3 der D9 gezeigt wird, damit eine Unwucht

vermieden wird.

Die Aufgabe, die durch die Auswahl des gleichen
Durchmessers fiir die Steg- und Planetenbolzen geldst
wird, ist eine Reduzierung der Fertigungs- und
Lagerkosten (siehe Absatz [0007] des Streitpatents). Da
diese Aufgabe keine Losungsansatze enthalt, fihrt sie,
entgegen der Meinung der Beschwerdefithrerin 1, nicht zu

einer rickschauenden Betrachtungsweise.

Dem Fachmann ist es aufgrund seines allgemeinen
Fachwissens bekannt, dass diese Aufgabe durch eine
Reduzierung der Anzahl der zu einem Bausatz gehdrigen
Teile geldst werden kann. Obwohl eine Aussage iber den
genauen Durchmesser der Steg- und Planetenbolzen
aufgrund der Figur 5 der D5 nicht méglich ist, ist aus
dieser Abbildung dennoch zu entnehmen dass sich beide
Bolzenarten mindestens sehr &hnlich sind. Da in D5 die
Planetenbolzen zudem auch zur Verbindung der Stegwangen

dienen, liegt es fiir den Fachmann nahe, eine einzige Art
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von Bolzen sowohl fiir die Steg- als auch fir die
Planetenbolzen zu verwenden, um die Anzahl der Teile zu
reduzieren. Damit ist auch die Vertauschbarkeit der

Steg- und Planetenbolzen naheliegend.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaB dem 4. Hilfsantrag

beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

7. 5. Hilfsantrag (Zurickweisung der Beschwerde der
Einsprechende)
8. Dem Anspruch 1 gemdR dem 5. Hilfsantrag (dem in der

miindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 16.
September 2010 eingereichten 3. Hilfsantrag) wurden die
Merkmale hinzugefligt, wonach die Planetenbolzen mittels
Presspassung mit dem Planetentrdger verbunden sind, und
die erste Sorte Bohrungen und die zweite Sorte Bohrungen

unterschiedliche Bohrungsdurchmesser aufweisen.

Die Verbindung der Planetenbolzen mit dem Planetentrager
mittels Presspassung ist in der Anmeldung in Absatz
[0060] und Anspruch 22 erwahnt. Gemal diesen beiden
Textstellen erfolgt die Presspassung jedoch dadurch,
dass die Planetenbolzen in die Bohrungen des
Planetentragers eingepresst werden. Die Anwendung dieser
spezifischen Form der Presspassung ist auch im fertigen
Produkt - zum Beispiel anhand der Mikrostruktur - zu
erkennen. Da der Anspruch 1 diese Art der Presspassung
nicht angibt, wurde der Anspruch entgegen den
Erfordernissen des Artikels 123(2) EPU gedndert. Aus
diesem Grund kann das Streitpatent nicht auf der

Grundlage des 5. Hilfsantrags aufrechterhalten werden.
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6. und 7. Hilfsantrag (in der mindlichen Verhandlung vor

der Beschwerdekammer eingereichte Hilfsantrdge 3 und 4)

Wahrend der Debatte in der miindlichen Verhandlung lber
die formellen Einwande gegen Anspruch 1 des

5. Hilfsantrags beantragte die Beschwerdefithrerin 1 eine
Pause, um einen weiteren Hilfsantrag vorbereiten zu
dirfen. Diese Pause wurde ihr nach dem Ende der
Diskussion tiber den 5. Hilfsantrag gewahrt. Allerdings
wies der Vorsitzende vor der Pause daraufhin, dass
dieser weitere Hilfsantrag die letzte Mdglichkeit
darstelle, die Anspriiche zu andern, und dass nicht nur
Anspruch 1 sondern alle Anspriche formell akzeptabel

sein sollten.

Nach der Pause, in der - wie von ihr selbst eingerdaumt -
die Beschwerdefiihrerin geniigend Zeit zur Formulierung
geanderter Anspriiche gehabt hatte, reichte sie zwei
statt einen weiteren Hilfsantrag ein, namlich den 6. und

den 7. Hilfsantrag.

Diese Hilfsantriage wurden in einem extrem
fortgeschrittenen Verfahrensstadium eingereicht, obwohl
die Einwande, die sie beheben sollten, schon im
schriftlichen Verfahren formuliert wurden (siehe
Schreiben der Beschwerdefithrerin 2 vom 6. November 2012,
Punkt II.2). Ferner und vor allem sind sie schon aus
formellen Griinden prima facie nicht gewd@hrbar, da sie
abhdngige Anspriiche enthalten, die falsch nummeriert
sind, und deren Riickbeziehung nicht korrekt ist. Deshalb
werden der 6. und 7. Hilfsantrag nicht zum Verfahren

zugelassen.
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8. Hilfsantrag (in der mindlichen Verhandlung vor der

Beschwerdekammer eingereichter Hilfsantrag 5)

Der 8. Hilfsantrag wurde nach der Beratung der Kammer
Uber die Zulassigkeit der Hilfsantrage 6 und 7 vorgelegt,
das heiBRt zu einem Zeitpunkt als die Debatte de facto
beendet war. Ferner betrifft der einzige Anspruch

dieses Hilfsantrags einen Gegenstand, dessen
Patentfahigkeit in Frage gestellt wurde (siehe
Beschwerdebegriindung der Beschwerdefihrerin 2, Punkte
IV.1l und IV.2), so dass er nicht prima facie gewahrbar
erscheint. Deshalb wird der 8. Hilfsantrag ebenfalls

nicht zum Verfahren zugelassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

C9379.D

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
V. Commare T. Kriner



